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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 pazdziernika 2020 roku
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wtasnos$ci Intelektualnej
w sktadzie:
Przewodniczaca: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Alina Korytkowska
PO rozpoznaniu na rozprawie 8 pazdziernika 2020 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa |. spotka jawna z siedziba w Jaworznie
przeciwko F. spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia spétka komandytowa z siedziba w
Katowicach
o ochrong¢ prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu

a) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, skladowania w celu
oferowania 1 wprowadzania do obrotu kosmetykow, wyrobow medycznych,
produktéw leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow
medycznych 1 preparatow do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia
,,Nitoclin”,

b) umieszczania oznaczenia ,,Nitoclin” - na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem
do obrotu towarow, w szczegolnosci kosmetykow, wyrobow medycznych, produktow
leczniczych, preparatdéw farmaceutycznych, preparatow do celdéw medycznych i
preparatow do zwalczania wszy,

C) postugiwania si¢ oznaczeniem ,Nitoclin” - w celu reklamy, w szczegdlnosci
kosmetykow, wyrobéw medycznych, produktow leczniczych, preparatow
farmaceutycznych, preparatow do celéw medycznych i preparatow do zwalczania
wszy, w tym za posrednictwem Internetu (w szczegodlnosci w ramach domeny http://
(...)s.plf),

d) zlecania osobom trzecim dziatanh wymienionych w ppkt. a.-c. powyzej;



2. nakazuje pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towardOw, opakowan oraz etykiet
bedacych jego wilasnos$cia, a opatrzonych oznaczeniem ,,Nitoclin”, w szczegdlnosci
kosmetykow, wyrobow medycznych, produktéw leczniczych, preparatow
farmaceutycznych, preparatéw do celow medycznych i preparatow do zwalczania
wszy, oraz materialdéw reklamowych 1 promocyjnych dotyczacych tych towarow, w
terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, po uprzednim zawiadomieniu
powoda i w obecnosci wskazanego przez powoda petnomocnika oraz przekazania
powodowi protokotu zniszczenia towardw;

3. nakazuje pozwanemu podania do publicznej wiadomosci, na jego koszt, calosci
zapadtego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku:

a) w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich: Beskidzkiej Okregowe;j
Izby Aptekarskiej, Biatostockiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Czgstochowskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Dolnoslaskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Gdanskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Kaliskiej Okrggowej Izby Aptekarskiej, Kieleckiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Lubelskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Okregowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie, Okregowej Izby Aptekarskiej w Lodzi, Okrggowe;j
Izby Aptekarskiej w Warszawie, Olsztynskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Opolskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Podkarpackiej Okrgegowej Izby Aptekarskiej,
Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej, Slaskiej Okregowej Izby Aptekarskie;j,
Wielkopolskiej Okregowej Izby Aptekarskiej i Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Aptekarskiej, kazdorazowo w czgsci redakcyjnej, nie dalej niz na stronie 10, czcionka
typu Arial, wielkosci 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na biatym tle w czarnym
obramowaniu, catkowitej wielkosci co najmniej 1/2 strony
w terminie 30 (trzydziestu) dni od uprawomocnienia si¢ wyroku;

b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem
http://www. (...).pl/pl oraz w =zakladce ,,Produkty” pod adresem  http://www.
(...)s.pl/pl.produkty.html bezposrednio pod nagiéwkiem z logo pozwanego, czcionka
typu Arial, koloru czarnego nasyconego na bialym tle, w czarnym obramowaniu,
catkowitej wielko$ci co najmniej 1/8 kazdej ze stron w terminie 7 dni od daty
uprawomocnienia si¢ wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 90
dni;

4. w pozostaltej czesci powodztwo oddala;



5.

zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 10.648,79 PLN (dziesi¢¢ tysiecy
sze$éset czterdziesci osiem ztotych i siedemdziesiat dziewie¢ groszy) tytulem kosztow

procesu.

SSO Ewa Dietkow

Sygn. akt. XXII GWzt 59/18

UZASADNIENIE

W pozwie z 24 wrze$nia 2018 roku powod I spotka jawna z siedzibg Jaworznie

wniosta przeciwko pozwanemu F spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotce

komandytowe;j z siedzibg w Katowicach o:

e)

9)

h)

1. zakazanie pozwanemu:

oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, skladowania w celu
oferowania i1 wprowadzania do obrotu kosmetykow, wyrobow medycznych,
produktéw leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow
medycznych 1 preparatow do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia
,Nitoclin” i/lub z wykorzystaniem oznaczenia ,,Nitoclin” polaczonego z elementami

dodatkowymi;

umieszczania oznaczenia ,Nitoclin” i/lub oznaczenia ,,Nitoclin” polaczonego z
elementami dodatkowymi — na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towarow,
w szczegbdlnosci kosmetykow, wyrobow medycznych, produktow leczniczych,
preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych i preparatow do

zwalczania wszy, do obrotu;

postugiwania si¢ oznaczeniem "Nitoclin" i/lub oznaczeniem "Nitoclin" potagczonym z
elementami dodatkowymi - w celu reklamy, w szczegolnosci kosmetykow, wyrobow
medycznych, produktow leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do
celow medycznych 1 preparatow do zwalczania wszy, w tym za posrednictwem

Internetu (w szczegdlnosci w ramach domeny http:// (...)s.pl/)

zlecania osobom trzecim dziatan wymienionych w ppkt. a.-c. powyzej.



2. nakazanie pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towaréw, opakowan oraz etykiet
bedacych jego wlasnoscia, a opatrzonych oznaczeniem ,Nitoclin”?, w
szczegolnosci  kosmetykdéw, wyrobow medycznych, produktow leczniczych,
preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych 1 preparatow do
zwalczania wszy, oraz materiatow reklamowych 1 promocyjnych dotyczacych tych
towaré6w, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, po uprzednim
zawiadomieniu powoda i w obecnosci wskazanego przez powoda petnomocnika

oraz przekazania powodowi protokotu zniszczenia towarow;

3. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci, na jego Kkoszt,
informacji o tresci orzeczenia zapadtego w sprawie poprzez opublikowanie:

c) w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich: Beskidzkiej Okrggowe;j
Izby Aptekarskiej, Biatostockiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Czgstochowskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Dolnoslaskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Gdanskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Kaliskiej Okrggowej Izby Aptekarskiej, Kieleckiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Lubelskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Okregowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie, Okregowej Izby Aptekarskiej w Lodzi, Okrggowej
Izby Aptekarskiej w Warszawie, Olsztynskiej Okregowej Izby Aptekarskiej, Opolskiej
Okregowej Izby Aptekarskiej, Podkarpackiej Okrgegowej Izby Aptekarskiej,
Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej, Slaskiej Okregowej Izby Aptekarskie;j,
Wielkopolskiej Okregowej Izby Aptekarskiej i Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Aptekarskiej, kazdorazowo w czg¢$ci redakcyjnej, nie dalej niz na stronie 10, czcionka
typu Arial, wielkosci 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na bialym tle w czarnym
obramowaniu, catkowitej wielkosci co najmniej 1/2 strony informacji o nastgpujacej
tredci:

Wyrokiem z dnia ... Sqd Okregowy w Warszawie zakazat F. Sp. z 0.0. Sp. k. w Katowicach

naruszania praw | Sp. j. w Jaworznie do unijnego znaku towarowego nitolic (EUTM

011905601), znaku towarowego krajowego nitolic (271842) oraz
czynow nieuczciwej konkurencji wzgledem I Sp. j. w Jaworznie, poprzez zakazanie
korzystania z oznaczenia ,,Nitoclin” w odniesieniu do kosmetykow, wyrobow medycznych,
produktow leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych i
preparatow do zwalczania wszy, tj. w szczegolnosci wprowadzania do obrotu, oferowania (w

tym za posSrednictwem Internetu) eksportu/importu, sktadowania w celu oferowania i



wprowadzania do obrotu, reklamowania towarow z wykorzystaniem oznaczenia ,, Nitoclin”
i/lub oznaczenia ,, Nitoclin” potgczonego z elementami dodatkowymi oraz zlecania ww.
czynnosci podmiotom trzecim. Sqd nakazatl rowniez zniszczenie stanowigcych wtasnosé F Sp.
z o0.0. Sp. k. w Katowicach towarow, opakowan towarow, etykiet oraz materiatow
marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem ,, Nitoclin”.

w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia si¢ wyroku, a w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, wnidst o upowaznienie powoda do
opublikowania powyzszego ogloszenia na koszt pozwanego,

d) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem
http://lwww. (...).pl/pl oraz w zaktadce ,,Produkty” pod adresem http://www. (...) .html
bezposrednio pod nagtowkiem
z logo pozwanego, czcionka typu Arial, koloru czarnego nasyconego na biatym tle,
w czarnym obramowaniu, catkowitej wielkos$ci co najmniej 1/8 kazdej ze stron
informacji o nastgpujacej tresci:

Wyrokiem z dnia ... Sgd Okregowy w Warszawie zakazal (...)Sp. Z 0.0. Sp. k. w Katowicach

naruszania praw l. Sp. j. w Jaworznie do unijnego znaku towarowego nitolic (EUTM

011905601), znaku towarowego krajowego nitolic (271842) oraz
czynow nieuczciwej konkurencji wzgledem 1. Sp. J. w Jaworznie, poprzez zakazanie
korzystania z oznaczenia ,,Nitoclin” w odniesieniu do kosmetykow, wyrobow medycznych,
produktow leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych i
preparatow do zwalczania wszy, tj. w szczegolnosci wprowadzania do obrotu, oferowania (w
tym za posrednictwem Internetu) eksportu/importu, skladowania w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, reklamowania towarow
z wykorzystaniem oznaczenia ,, Nitoclin” i/lub oznaczenia , Nitoclin” polgczonego
z elementami dodatkowymi oraz zlecania ww. czynnosci podmiotom trzecim. Sqd nakazat
rowniez zmiszczenie stanowigcych wlasnos¢ F.Sp. z 0.0. Sp. k. w Katowicach towaréw,
opakowan towarow, etykiet oraz materiatow marketingowych i promocyjnych opatrzonych
oznaczeniem ,, Nitoclin”.

w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ wyroku i utrzymanie tej informacji
nieprzerwanie przez okres 90 dni

ewentualnie o nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci czesci albo catosci

orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposob 1 w zakresie okreslonym przez Sad.



4. zasadzenie od pozwanego kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego wedlug spisu kosztow przedtozonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku
braku spisu — w wysokoSci 6-krotnosci stawki minimalnej wynikajacej z norm
przepisanych oraz kosztow postepowania zabezpieczajacego prowadzonego przed tut.
Sadem pod sygn. akt XXIlI GWo 64/18, w tym kosztow zastgpstwa procesowego wedlug
spisu kosztow przedlozonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu — w
wysokosci 6-krotno$ci stawki minimalnej wynikajacej z norm przepisanych.

Powdd ostatecznie wskazat jako podstawe roszczen:

roszczenie z pkt 1 pozwu - art. 9 ust. 2a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

(tekst jedn. Dz. U.U.E.L 154/1) oraz art. 296 ust. 1 w zwiazku z ust. 2 pkt 1 ustawy z 30

czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776

ze zm. (p.w.p.))

ewentualnie

art. 9 ust. 2b Rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 w zwiagzku z ust. 2 pkt 2 p.w.p.,

ewentualnie

art. 9 ust. 2¢ Rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 w zwigzku z ust. 2 pkt 3 p.w.p.,

ewentualnie

art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 3 w zwigzku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419 ze

zm. (u.z.n.k.)).

roszczenie z pkt 2 pozwu - art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporzadzenia w zwigzku z

art. 9 ust 2a Rozporzadzenia oraz art. 296 ust 1 w zwigzku z ust 2 pkt 1 p.w.p. ewentualnie

art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 9 ust 2b Rozporzadzenia oraz

art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 2 p.w.p

ewentualnie

art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 9 ust 2¢ Rozporzadzenia oraz

art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 3 p.w.p

ewentualnie

art. 18 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 w zw. z art. 3w zw. art. 10 ust 1 u.z.n.k.

roszczenie z pkt 3 pozwu - art. 287 ust 2 w zw. z art. 296 ust 1! p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1

Rozporzadzenia w zw. z art. 9 ust 2a Rozporzadzenia oraz art. 296 ust 1w zw. z ust 2 pkt 1

p.W.p.

ewentualnie



art. 287 ust 2 w zw. z art. 296 ust 1 p.-w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 9
ust 2b Rozporzadzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 2 p.w.p. ewentualnie art. 287 ust 2
W zw. z art. 296 ust 1* p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 9 ust 2c
Rozporzadzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 3 p.w.p.

ewentualnie

art. 18 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust 1 u.z.n.k.

Pozwany F. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig spotka komandytowa z siedzibg w
Katowicach wnosil o oddalenie powodztwa 1 zasgdzenie od powoda kosztow procesu, w tym

zastepstwa procesowego wg norm przepisanych.

Sad Okre¢gowy ustalil stan faktyczny:

Powdd 1. spodtka jawna z siedziba Jaworznie prowadzi, pod ta firma od 1 stycznia
2003 roku, dziatalno$§¢ gospodarcza, ktorej przedmiotem jest migdzy innymi produkcja:
mydta 1 detergentéw, Srodkdw myjacych 1 czyszczacych, wyrobdéw kosmetycznych i
toaletowych, podstawowych substancji farmaceutycznych, lekéw i pozostalych wyroboéw
farmaceutycznych, a takze sprzedaz hurtowa wyroboéw farmaceutycznych i medycznych oraz
perfum i kosmetykéw — dowdd — KRS k. 34-39. Powod powstat z przeksztatcenia wezesniej
dzialajacej spotki cywilnej I — dowod — rubryka 6 KRS k. 35. Powod jest uprawniony do:
- stownego unijnego znaku towarowego ,nitolic” zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr 011905601, zgtoszonego 17 czerwca 2013
roku dla towarow w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: biologiczne (preparaty -) do celow
medycznych; chemiczne (preparaty -) do celow medycznych; srodki dezynfekcyjne do celow
higienicznych; insektycydy; larwy ($rodki do tepienia -); leki dla ludzi; odstraszanie owadow
(Srodki do -); pomady do celow medycznych; przeciwpasozytnicze (preparaty -); preparaty

farmaceutyczne do pielegnacji skory;

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego
w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 271842, zgtoszonego 17 czerwca
2013 roku dla towarow w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (preparaty biologiczne do celow
medycznych; preparaty chemiczne do celéw medycznych; $rodki dezynfekcyjne do celéw

higienicznych; insektycydy; srodki do tepienia larw; lecznicze preparaty do pielegnacji skory;



leki dla ludzi; leki do uzytku medycznego; $rodki do odstraszania owadow; plyny
farmaceutyczne; preparaty i substancje farmaceutyczne; pomady do celéw medycznych;
preparaty przeciwpasozytnicze; preparaty farmaceutyczne do pielegnacji skory; preparaty do
zwalczania wszy — dowdd — wydruki z bazy UP RP i EUIPO k. 124-133, k. 855. Do serii
produktéw oznaczonych znakiem towarowym ,nitolic” nalezg m.in.: preparaty leczace
wszawice - ptyn nitolic 20 ml z aplikatorem nitolic, ptyn nitolic 30 ml w butelce z atomizerem
1 gesty grzebien nitolic; zestaw - ptyn nitolic 50 ml w butelce z atomizerem, nitolic nit
remover 20 ml (utatwiajacy wyczesywanie martwych gnid), nitolic wash 20 ml (dodatek do
prania), gesty grzebien nitolic, czepek nitolic, zestaw - 2 x ptyn nitolic 50 ml w butelce z
atomizerem, nitolic nit remover 20 ml, nitolic wash 20 ml, gesty grzebien nitolic, czepek
nitolic, zestaw wspomagajacy usuwanie martwych gnid - gesty grzebien nitolic i nitolic nit
remover; preparaty zapobiegajace wszawicy oferowane pod nazwa nitolic® Prevent plus -
ptyn nitolic Prevent plus 75 ml w butelce z atomizerem 1 zestaw - 2 x ptyn nitolic Prevent plus
75 ml w butelce z atomizerem — dowéd - zeznania P. S. k. 1712verte, folder produktowy k.
120-121, reklama produktow ,,nitolic” w gazecie ofertowej ,,Strefa Zdrowia” k. 122-123.
Towary oznaczone znakiem towarowym ,,nitolic” sprzedawane sg od 2014 roku w 30 krajach
— dowod - zeznania P.S. k.1712verte. Od wprowadzenia preparatow oznaczonych znakami
towarowymi ,,nitolic” do obrotu sg obecne w §rodkach masowego przekazu, w szczeg6lnosci
w przekazach reklamowych oraz artykutach publikowanych w czasopismach/poradnikach
branzowych (,,Esencja Zdrowia”, ,Dbam o zdrowie”, ,,M¢j przedszkolak”, , Twoj
farmaceuta”), popularnych serwisach internetowych (np. polki.pl, urodaizdrowie.pl,
forumpediatryczne.pl czy dziecirosna.pl) oraz gazetkach przeznaczonych dla farmaceutow 1
pacjentow — dowod - publikacje prasowe i reklamy k. 135-155, 156-278. Preparaty
przeciwwszawicze oznaczone znakami ,,nitolic” uzyskaly pozytywna ocen¢ w nastgpstwie
badan przeprowadzonych przez (...) H. P. i SW. s.c. w G. — przedsi¢biorstwa zajmujacego
si¢ testowaniem lekow 1 kosmetykow, uzyskaty rowniez pozytywne opinie w testach produktu
przeprowadzonych przez serwis internetowy (...) .pl. — dowod - ankiety przeprowadzone
wérod farmaceutow k. 734-799, ocena k. 826-833, wyniki testu k. 834. Powod od 2016 roku
prowadzi darmowg dystrybucje preparatdéw oznaczonych znakami towarowymi Nitolic wraz z
materiatami edukacyjnymi w szkotach, przedszkolach i o§rodkach dla bezdomnych w Polsce,
otrzymuje za to podzigkowania — dowod - podzigkowania k. 836-842. Sprzedaz w aptekach i
darmowa dystrybucja towaréw powoda, kampanie marketingowe i edukacyjne nie tylko
pomagaja zwalcza¢ wszawice u dzieci i dorostych, stuzg rozpoznawalnosci produktow

oznaczonych znakami towarowymi ,,nitolic”, tym samym rozpoznawalnosci tych znakdéw

8



towarowych — dowdd - przykladowe materialty marketingowe k. 551-585, opinie
konsumentow k. 802-825, podzigkowania k. 836-842. Produkty powoda oznaczone znakami
towarowymi ,,nitolic” posiadajg atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — dowod -
atesty k. 843-845. Towary oznaczone znakami ,nitolic” sg obecne w roznych kanatach
dystrybucji, kierowane sg zarowno do odbiorcow profesjonalnych (zajmujacych sie
dystrybucja lekow i wyrobéw medycznych), jak i do konsumentéw (za posrednictwem
sklepéw internetowych, a takze stacjonarnie w aptekach) — fakt niesporny. Powod
wspotpracuje z czolowymi sieciami farmaceutycznymi w Polsce, towary oznaczane znakami
towarowymi powoda sg sprzedawane do aptek i drogerii jak: (...),(...),(...),(..)(...),(..),C.) i
(...) — dowéd — zeznania T.S. k.1713, fakt niesporny. W 2016 roku suma sprzedazy
catkowitej towaréw oznaczonych znakami towarowymi ,,nitolic” wyniosta (...) PLN, a w
2017 roku (...) PLN (warto$¢ brutto), sredniomiesiecznie (...) PLN, w 2018 roku nastgpit
spadek sprzedazy, suma sprzedazy catkowitej towaréw wyniosta (...)PLN, $redniomiesieczna
ok. (...) PLN - dowod - zeznania P.S. k. 1713, zeznania T.S. k. 1713, przyktadowe
zamoOwienia dotyczace towarow ze znakami ,nitolic” z lat 2015-2018 k. 280-363,
przyktadowe potwierdzenia sprzedazy przez internet towarow ze znakami ,,nitolic” k. 368-
332, raporty sprzedazowe k. 364-366, faktury k. 431-497. Towary oznaczone znakami
towarowymi ,,nitolic” sg promowane i reklamowane online, m.in. przy uzyciu dedykowane;j
dla produktu witryny internetowej http:// (...).pl/ i w sklepie internetowym prowadzonym na
stronie https:// (...).pl/.

Dziatania marketingowe i informacyjne sa prowadzone rowniez na kanale (...) ,,(...)” — adres:
https://www. (...) , na portalach spoteczno$ciowych (organizowane sa konkursy z nagrodami
dla klientéw) oraz za posrednictwem ulotek, plakatow czy informatoréw, dystrybuowanych w
aptekach, szkotach, przedszkolach i innych placowkach — dowod — filmy promocyjne na
ptycie CD k. 550, przyktadowe materiaty promocyjne k. 551-585, przyktadowe konkursy
organizowane w celu promocji k. 587-588. Powdd prowadzi statystyki odwiedzin dla witryn,
promujacych towary oznaczone znakami towarowymi ,nitolic” — dowod — wydruk strony
internetowe] przedstawiajacy statystyki zasiggu 1 promocji postow opublikowanych k. 509-
511, raport dotyczacy dziatan promocyjnych k. 512-516, statystyki (...) k. 520-534,
przyktadowe raporty k. 537-546, wydruki z wyszukiwarki (...).pl k. 547-549. Na reklamy,
promocje towardw oznaczonych znakami towarowymi nitolic” (reklamy, oferty w
czasopismach, najem powierzchni reklamowych, dystrybucja ulotek, ekspozycje w aptekach,
przygotowanie reklam, plakatow czy filméw promocyjnych) powdd wydaje: (...) PLN za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku, (...) PLN za rok 2016, (...) PLN za
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rok 2017 — dowod — przyktadowe faktury z lata 2015 -2018 k. 590-638, k. 644-691, k. 696-
723, k. 726-732, zestawienia kosztow k. 630-642, k. 692-694, k. 724.

Pozwany F. spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cig spotka komandytowa z siedzibg
w Katowicach powstata w 2012 roku, prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg w zakresie
produkcji, dystrybucji i sprzedazy wyrobow farmaceutycznych i medycznych — dowdd — KRS
k. 878-881. Pozwany 4 stycznia 2017 roku zglosit w Urzedzie Patentowym RP wniosek o
udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Nitoclin, a 14 grudnia 2017 roku zglosit do
Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych Wyrobéw Medycznych i1 Produktéw Biobdjczych
w Warszawie wyrob medyczny NITOCLIN — dowod — §wiadectwo ochronne k. 1031-1033,
zgloszenie k. 1023-1029. Od daty zgltoszenia w UP RP pozwany jest uprawniony do stownego
znaku towarowego ,,nitoclin” zarejestrowanego 6 wrzesnia 2017 roku w Urzedzie
Patentowym RP pod nr 303057 dla towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (suplementy
diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji ptynnych, substancji wziewnych, masci,
zeli; $rodki zmniejszajace apetyt, dietetyczna zywno$¢ przystosowana do celow medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celow medycznych, substancje dietetyczne do celow
leczniczych, dodatki odzywcze do celéw leczniczych, preparaty kosmetyczne do celéw
medycznych, preparaty witaminowe wspomagajace leczenie, preparaty odzywcze
wspomagajace leczenie, $rodki odzywcze wspomagajace leczenie, witaminy same lub w
polaczeniach wspomagajace leczenie, preparaty chemiczne do celéw farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, $rodki medyczne 1 farmaceutyczne
pochodzenia ro$linnego, preparaty biologiczne do celow medycznych, wyroby medyczne do
celow leczniczych) — dowdd - $§wiadectwo ochronne k. 1031-1033. Pozwany od poczatku
2018 roku oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu produkty przeciwwszawicze oznaczone
znakiem ,,Nitoclin”. Towary opatrzone tym znakiem znajduja si¢ w powszechnym obrocie na
terytorium RP 1 sa dostgpne w szczegdlnosci w aptekach stacjonarnych oraz sklepach
internetowych zajmujacych si¢ sprzedazg lekow i wyrobow medycznych - fakt niesporny.
Pozwany oferuje do sprzedazy m.in. szampon przeciwwszawiczy ,,Nitoclin”, ktory dostgpny

jest w aptekach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych o nastepujacym wygladzie:
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Nitoclin

Towary opatrzone znakiem ,,Nitoclin” s3 sprzedawane w sieci aptek na terenie Polski,
promowane i polecane klientom w (...) ze wzglgdu na najlepsze warunki finansowe wsrod
konkurencji — dowdd — zeznania $wiadka T. K. k. 1472-1473. Przy wyborze preparatu klienci
czesto pytaja o rade farmaceuty, ktory poleca produkty zgodne z polityka sieci aptek, a jesli
klient pyta o konkretny preparat na wszy, to ten kupuje — dowod — zeznania §wiadka T.K. k.
1472. Preparaty na wszy dostgpne w aptekach nie sg eksponowane w czgéciach

samoobstugowych — dowod — zeznania $§wiadka R. B. k. 1473.
Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. 1 art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co
do okolicznos$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nie przedstawienia dowodu obcigzaja strong, ktora nie dopenita spoczywajacego na niej
obowigzku — wyrok Sadu Najwyzszego z 15 lipca 1999 roku CKN 415/99. Skutkiem
niewykazania przez stron¢ prawdziwosci jej twierdzen o faktach, ale tylko istotnych dla
sprawy jest to, ze twierdzenia strony zasadniczo nie beda mogly stanowi¢ podstawy
rozstrzygnigcia sporu. W mysl ogoélnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciezar
udowodnienia faktow uzasadniajacych dochodzone roszczenie — wyrok Sadu Najwyzszego z
19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, za$§ na stronie pozwanej obowiazek wykazania, ze
powodowi jego zadanie nie przystuguje — wyrok Sadu Najwyzszego z 20 grudnia 2006 roku
IV CSK 299/06.

Podkreslenia wymaga, ze w sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow gospodarczych
podstawowe znaczenie dowodowe majg — co do zasady — dowody z dokumentoéw i dowody
rzeczowe.

Sad oddalit wniosek o dopuszczenie i1 przeprowadzenie dowodu z zeznan §wiadka

M.M. na potwierdzenie faktow: standardow obowigzujacych w firmie pozwanej w zakresie
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wyboru nazw produktow, weryfikacji praw wiasnosci intelektualnej podmiotéw trzecich
przed wprowadzeniem na rynek danego produktu, ochrony wiasnych praw wlasnosci
intelektualnej; sprawdzenia przed wprowadzeniem na rynek produktu ,Nitoclin”
ewentualnych wczes$niejszych praw wlasnosci intelektualnej przystugujacych podmiotom
trzecim; nie kwestionowania przez powoda prawa z rejestracji znaku towarowego ,,Nitoclin”.
Fakty te sa nieistotne dla rozstrzygnigcia sprawy (art. 227 k.p.c. a contrario). Weryfikacja
przez stron¢ praw wiasnos$ci intelektualnej osob trzecich, sama w sobie nie stanowi dowodu
na fakt braku naruszenia tychze praw, zatem zeznania $wiadka na potwierdzenie tego faktu
nie tylko nie wniostyby nic do sprawy, prowadzitoby to do nieuzasadnionego przedtuzenia
postepowania.

Sad oddalit wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadkéw R.
B. i T.K. w zakresie w jakim $wiadkowie mieliby okresli¢ zasady wyszukiwania produktow
,»hitolic” w obowiazujagcym w aptekach programie aptecznym BLOZ oraz w wyszukiwarkach
internetowych; utozsamiania przez uczestnikow obrotu produktu powoda z nazwg ,,PIPI
nitolic”, a nie ,nitolic”, braku zgloszen przez jakikolwiek podmiot pomylek w zakresie
produktu ,,nitolic” 1 ,,nitoclin”. Dziatanie bazy BLOZ, czy tres¢ informacji o wprowadzonych
tam nazwach lekow i1 produktéw medycznych sg irrelewantne dla rozstrzygnigcia. Przede
wszystkim dostep do bazy BLOZ nie jest powszechny. Jest to program platny, do ktérego
dostep majg gldwnie farmaceuci, a nie nabywcy preparatow przeciwwszawiczych. Sprawa
dotyczy naruszenia praw ochronnych do znakow towarowych ,nitolic”, a takimi znakami
towarowymi powdd bezspornie oznacza swoje produkty. Bez znaczenia jest umieszczenie
powyzej, obok znaku towarowego ,nitolic”, czy w innym miejscu opakowania produktu,
oznaczenia ,,pipi”, ktory nie jest znakiem towarowym powoda, nie jest czescig takiego znaku.
Fakt, ze farmaceuci zwigzani z pozwanym uznali, ze produkt powoda jest oznaczony znakiem
towarowym ,,Pipi nitolic” nie oznacza, ze uczestnicy obrotu, jako wigksza grupa, przyjmuje
podobnie. To jednak wykracza poza zakres zagadnien istotnych dla rozstrzygniecia sporu.
Podstawowe znaczenie ma to, ze ocena czy doszto do wprowadzenia odbiorcow blad jest
normatywna, pozostajaca w gestii Sadu, a nie $wiadkow.

Sad oddalil wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegltego informatyka, gdyz
okoliczno$ci, ktore miala wyjasni¢ opinia sg nieistotne dla rozstrzygnigcia sprawy, a opinia
wigzalaby si¢ z ponoszeniem przez strony znacznych i zbednych kosztoéw. Dzialanie bazy
BLOZ, czy procedura wyszukiwania w tej bazie okreslonych produktow jest irrelewatna dla
rozstrzygnigcia sporu. Skoro przeci¢tny nabywca nie ma dostgpu do bazy BLOZ, dane w niej

zawarte nie mogga wptywac na jego ewentualng decyzj¢ o zakupie danego towaru.
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Sad dal wiar¢ zeznaniom $wiadkow R.B. i T. K. co do braku powszechnego dost¢pu
do Dbazy lekow BLOZ, szczegélnie dla przecigtnego nabywcy produktow
przeciwwszawiczych. Swiadkowie zeznali, ze dostep do bazy jest platny, licencja dostepna
jest dla ptacacych za nig farmaceutow.

Powod udowodnil, ze statystyki sprzedazy produktow oznaczonych znakami
towarowymi ,,nitolic” utrzymywat si¢ w latach 2015-2017 na $redniomiesiecznym poziomie
ok. (..) PLN, by po wprowadzeniu w 2018 roku przez pozwanego produktow
przeciwwszawiczych oznaczonych oznaczeniami ,,Nitoclin” calkowita, $redniomiesi¢czna
sprzedaz produktéw powoda oznaczonych znakami towarowymi ,,nitolic”” wyniosta (...) PLN.
Nastapil wigc nagly spadek sprzedazy towarow powoda ze znakami towarowymi ,,nitolic” az
o 34,7%. Sad ocenit ten fakt, tak jak powdd, jako majacy bezposredni zwigzek w
wprowadzeniem do obrotu przez pozwanego w 2018 roku produktow przeciwwszawiczych
oznaczonych ,,Nitoclin”.

Sad dal wiarg zeznaniom stron. Przedstawiciele powoda i pozwanej potwierdzili fakty
dowodzone przez strony. Za nieistotne dla rozstrzygnigcia Sad uznal fakt spadku sprzedazy
produktow przeciwwszawiczych obu stron w 2020 roku, po zamknieciu szkot 1 przedszkoli ze
wzgledu na epidemi¢ Covid-19 oraz w 2020 roku ze wzgledu na wejScie na rynek
konkurencyjnych dla produktow stron produktow przeciwszawiczych ,,(...)"(...). Fakty te
powstaty po wytoczeniu powodztwa i dotycza sytuacji rynkowej obu stron.

Sad uznal za usprawiedliwione roszczenia powoda oparte na gldwnej podstawie
prawnej, o czym bedzie mowa w rozwazaniach prawnych. Sad pominat w ustaleniach
faktycznych wszystkie te okolicznosci, ktore zostaly wskazane dla wykazania istnienia
przestanek z podstaw prawnych zgtoszonych jako ewentualne. Nieistotne dla rozstrzygnigcia
niniejszej sprawy sa dowody zgloszone celem wykazania mozliwosci wprowadzenia klientow
w blad (W rozumieniu u.z.n.k.), naruszenia intereséw powoda lub potencjalnych odbiorcow.
Bez znaczenia sg dowody dotyczace faktu postugiwania si¢ przez pozwanego na opakowaniu
towaru opatrzonego oznaczeniem ,,Nitoclin” fotografia chlopca identyczng do zdjecia
Umieszczanego w materialach marketingowych powoda. Bez znaczenia byla geneza

powstania wyrobow medycznych opatrzonych znakiem ,,Nitoclin™.

Sad Okregowy zwazyl:

Przepis art. 9 Rozporzadzenia PE 1 Rady (UE) 2017/1001 przyznaje wtascicielowi

prawo wylacznego 1 niezakléconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym
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osobom, niemajgcym jego zgody, uzywania w obrocie w odniesieniu do towarow lub ustug,
oznaczenia, w przypadku gdy:

a)  oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane W
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktore sg identyczne z tymi, dla ktorych unijny znak
towarowy zostal zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne
oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sg identyczne z towarami lub
ushlugami, dla ktorych unijny znak towarowy zostatl zarejestrowany, lub do nich podobne,
jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym;

C) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne,
niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sg
identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktorych unijny znak towarowy zostat
zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy si¢ on renomg w Unii 1 uzywanie tego oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ z racji odrdzniajagcego charakteru
lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia.
W art. 9 ust. 3 rozporzadzenie stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w
szczegblnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C) przywo6z lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako
cze$ci tych nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie porownawczej w sposOb sprzeczny z dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg okreslonych dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to,

ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed
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naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda,
zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepiséw art. 296 p.w.p.,
art. 286 p.w.p. oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje si¢, ze aby skutecznie dochodzi¢
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbg¢dne jest
wykazanie, ze dzialalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wplywaé na petnione
przez znak towarowy funkcje. ,,Wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 zostato przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego szczegdlnych
interesOw jako wtasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak ten mogt
spelnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa winno by¢ w rezultacie
zastrzezone dla przypadkéw, w ktoérych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wptywa lub
moze negatywnie wptywac na petlnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22
wrze$nia 2011 roku w sprawie C-482/09 B. , LEX nr 936782.

Znak towarowy pelni nastgpujace funkcje: oznaczania pochodzenia (odrozniajaca),
gwarancyjng i reklamowa. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrozniajaca) polega na
przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych
towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowa¢ Zroédto danego towaru lub ustugi a takze sprawia,
iz towar lub ustuga odrozniaja si¢ od innych towaréw/uslug tego samego rodzaju
znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jako$ciowa,
powoduje, ze znak zapewnia o stalym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére potencjalny
odbiorca ma prawo oczekiwaé. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego
zespot wlasciwosci lub jako$ci oznaczanego nim towaru lub ustugi, symbolizujac je. W
efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsiebiorcy klient nabywa
przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez zachg¢canie
kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku
towarowego, niezbedne jest wystgpienie nastepujacych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;

b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

¢) identyczno$¢ lub podobienstwo znaku;

d) identyczno$é¢ lub podobienstwo ustug;

e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad (w przypadku braku jednoczesnej

identycznosci znakow 1 ustug).
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Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zar6wno unijnego,
jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna si¢ opiera¢ na
ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac cato§ciowo, a
decydujace znaczenie beda mie¢ elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢
uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub
uzupelnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje
nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecigtnego konsumenta (tak wyrok
Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ). Dwa znaki towarowe sg do siebie
podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcOw sg przynajmniej czgSciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w
sprawie T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy
tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw 1 ich cato$ciowego oddziatywania na percepcje
nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsagdnego przeci¢tnego konsumenta
(tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. ., z 8.05.2014
r. w sprawie C-591/12 P (...) SA).

W orzecznictwie sadow unijnych i sgdéw krajowych nie budzi watpliwosci, ze ocena
w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa znakdéw
towarowych powinna opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu, przy
szczegblnym uwzglednieniu ich elementow odrdzniajacych i dominujacych (por. wyrok
Trybunatu z 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06, pkt 33; wyrok Sadu z 14 pazdziernika
2003 r. w sprawie T292/01, pkt 47; wyrok Sadu z 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 pkt
52). Dwa znaki sg podobne, jezeli z punktu widzenia wiasciwego kregu odbiorcoOw sg one
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektow (por. wyrok z
12 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-363/04 pkt 98; wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego
w Warszawie z 8 lutego 2013 r. sygn. akt 11 GSK 141/10). Powszechnym jest poglad, ze przy
ocenie naruszenia prawa ochronnego na slowny znak towarowy istotne znaczenie ma
porownanie - w plaszczyznie wizualnej - wyrazow uzytych w znaku chronionym oraz w
znaku bezprawnie uzywanym, a nie poréwnanie postaci graficznej obu znakéw. Znak
towarowy stowny przedstawia si¢ bowiem jako zapis liter i dlatego przy poréwnaniu chodzi o
warstwe slowng ptaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj uzywanej grafiki, nie ma zatem
znaczenia odwotywanie si¢ do koloru i grafiki porownywanych znakow - tak uzasadnienie
wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2013 roku, sygn. akt IT CSK 710/12, OSNC
rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284. Slowne znaki towarowe wykazuja wieksza
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podatnos¢ na utrwalenie si¢ w postrzeganiu przecietnego odbiorcy, niz znaki, ktérych
dominujacymi elementami sg forma lub grafika. W zwiazku z tym taki znak pozwala na
kwestionowanie uzywania oznaczen osob trzecich w szerokim zakresie. ,,W szczeg6lnosci
czesto pozwala na potwierdzenie podobienstwa znaku wczeSniejszego ze znakiem
pozniejszym o tym samym (lub zblizonym) elemencie stownym, pomimo innego charakteru
czcionki i grafiki zastosowanej w znaku pozniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej
fantazyjny jest znak stowny wzgledem oznaczanych towaréw (ustug)” - tak P.Podrecki,
E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C: Prawo wlasnosci
przemystowej, Warszawa 2017. Ponadto, przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na
slowny znak towarowy szczegolny nacisk polozony jest na porownanie w plaszczyznie
wizualnej wyrazow, ktore zostaly uzyte w znaku towarowym oraz oznaczeniu
bezprawnie uzywanym, a nie postaci graficznej obu znakow — tak wyrok TS WE z 22
czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...) BV.

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace migdzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich
rodzaj i przeznaczenie, sposOb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter - tak
wyroki Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C..
Calosciowa ocena zaktada pewna wspotzaleznos¢ migdzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegbdlnosci podobienstwem znakdéw oraz podobienstwem towarow/ustug, ktorych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak
wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 1.,
2 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna czg$¢ wiasciwego
kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego,
myslac, ze jest to towar powoda (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego
przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z
przedsigbiorstw powigzanych ze soba gospodarczo - tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 C., z 4.05.1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97, C-109/97 W. , z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. . Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno
by¢ oceniane w sposob catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegolnie

wzajemne] zalezno$ci migdzy podobienstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktoérych one
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dotyczg - tak wyroki Trybunalu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w
sprawie C-206/04 M. s, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P B.. Wiasciwy krag odbiorcéOw sktada si¢ z przecigtnych konsumentow, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentéw moze si¢ roznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug - tak
wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01
L. I i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.. Przecigtny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bezposredniego porownania roznych znakow towarowych, musi zazwyczaj
zda¢ si¢ na zachowany w pamig¢ci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuz;ji jest tym wigksze,
im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku towarowego, ktoéry wynika z jego samoistnych
cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku) - tak wyroki Trybunalu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.,z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r.
w sprawie C-39/97 C.. Istnieje pewna wspoétzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrod
odbiorcow, a jego charakterem odr6zniajagcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy si¢ wysoce
odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomos$ci wsrdd odbiorcow, nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczego6lnos$ci udziat znaku w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsicbiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towarow jako
pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez o$wiadczenia izb handlowych i1
przemystowych lub stowarzyszen zawodowych - tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie
T-277/04 V.. Cigzar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrozniajacego charakteru,
spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Ponadto zadajacy ochrony wtasciciel znaku towarowego
powinien dowie$¢, ze dziatanie podmiotu wobec, ktérego kierowane sa roszczenia,
negatywnie wplyneto na funkcje znaku towarowego.

Na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w zwigzku z art. 287 ust 2 p.w.p.
uprawniony ma prawo zada¢ od osoby, ktéra naruszyta jego prawo:
a) zaniechania naruszania,
b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
C) aw razie zawinionego naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej

optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
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bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego,
d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,

e) podania orzeczenia do publicznej wiadomosci.

Prawo wylaczne powoda uzywania na terytorium Polski znakow towarowych: stownego

,Hhitolic” 1 stowno-graficznego znaku towarowego wynika ze
Swiadectw rejestracji, w tym informacji z baz urzedow rejestracyjnych co do podmiotu
uprawnionego do znakéw. Powod nalezycie udowodnil, ze powyzsze znaki towarowe sg

uzywane w sposob rzeczywisty na terytorium Polski.

Znaki ,,nitolic” stanowig kombinacje¢ trzech sylab, niewigzacych si¢ w zadnym slowie
w jezyku polskim (tworzac w ten sposob neologizm), a takze - w odniesieniu do znaku
stowno-graficznego — poprzez uzycie charakterystycznej czcionki z literg ,,0” przedstawiona,
jako us$miechnigta twarz. Posiadaja pierwotng zdolno$¢ odrdzniajacg, co nie bylo
kwestionowane przez zaden z urzgdow rejestracyjnych. Maja réwniez wtérng zdolnosé
odrdzniajacg wypracowang dzigki dlugoletniej obecnosci towardow tymi znakami oznaczanego
w obrocie, naktadom poniesionym przez powoda na opracowanie produktow, nastepnie na ich
reklamg i promocje, a takze, dzigki jakosci produktéw. Nie budzi watpliwosci Sadu, ze znaki

towarowe powoda sg renomowane.

Pozwany w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej postuguje si¢ oznaczeniem
,»Nitoclin”. W tym miejscu wskaza¢ nalezy, ze pozwany nie moze skutecznie wobec powoda
powolywa¢ si¢ na posiadanie pozniejszego prawa ochronnego do stownego znaku
towarowego ,,Nitoclin” zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R.303057.
Pozwany jest uprawniony do stownego znaku ,,Nitoclin” od 4 stycznia 2017 roku. Pow6d ma

prawo ochronne do unijnego stownego znaku towarowego ,,nitolic” i do polskiego stowno-

graficznego znaku towarowego juz od 17 czerwca 2013 roku. Sad nie
miat bowiem watpliwosci, ze ,prawo wylaczne wilasciciela wspolnotowego znaku
towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym
oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobe

trzecia bedaca wilascicielem pdzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, bez
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koniecznos$ci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego” — tak wyrok

Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z 21 lutego 2013 roku, C 561/11.

Powod w pierwszej kolejnosci powotywat si¢ na przepis art. 9 ust 2a Rozporzadzenia
oraz 296 ust 1 w zwigzku z ust. 2 pkt 1 p.w.p.. Zasadno$¢ tego zadania zalezy od zaistnienia
podwdjnej identycznosci: sporne oznaczenie musi by¢ identyczne z zarejestrowanym znakiem
towarowym, a towary lub ushugi oferowane pod tym oznaczeniem tozsame z towarami i
ustugami obje¢tymi ochrong znaku towarowego powoda. Wykluczenie identycznosci znakow
zachodzi juz przy kazdej nawet najmniejszej roznicy zachodzacej pomiedzy znakami.
Oznaczenie ,,Nitoclin”, ktérym posluguje si¢ pozwany nie jest identyczne ze znakami
towarowymi powoda ,nitolic”, gdyz r6zni si¢ koncowymi literami ,,clin” i ,,lic” oraz ich
liczba. Z tej przyczyny Sad nie udzielit powodowi ochrony na tej podstawie prawne;.

Dokonujgc analizy, czy doszto do naruszenia o jakim mowa w art. 9 ust 2b
Rozporzadzenia, w pierwszej kolejnosci nalezy wskaza¢, ze znaki jednoelementowe sa
jednolicie postrzegane przez nabywce ushugi. Przecietny odbiorca tatwiej niz roznice
dostrzega wspolne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych (R. Skubisz, System
Prawa Prywatnego, Prawo wlasno$ci przemystowej tom 14b, Warszawa 2012, str. 691). Z
porownania stownego znaku towarowego ,,nitolic” ze znakiem ,nitoclin” wynika, Ze oba
oznaczenia w warstwie stownej skladaja si¢ z trzech sylab z ktérych pierwsze dwie ,,ni”’ i ,,to”
sa tozsame. Pierwszy czton obu oznaczen jest zatem identyczny. Ostatnia z sylab spornego
oznaczenia powiela trzy z czterech liter zawartych w znaku towarowym powoda tj. litery ,,c”,
,»I” oraz ,,i”. W warstwie fonetycznej oba oznaczenia sktadajg sie¢ z trzech sylab ,,ni-to-lik”,
,ni-t0-klin”, z ktorych dwie sg identyczne (,,ni” oraz ,,to”’). Akcent w obu oznaczeniach pada
na druga sylabe. Dokonujgc poréwnania opartego na calosciowym oddzialywaniu tych
znakow Sad stwierdzil podobienstwo oznaczenia ,Nitoclin” i slownego znaku
towarowego ,,nitolic”, do ktérego wylaczne prawo posiada powod. Wbrew twierdzeniom
pozwanego, zawarty w obu oznaczeniach element ,,nit” nie sposdb uzna¢ za opisowy, tym
samym podlegajacy pominigciu przy ocenie podobienstwa spornych oznaczen.
Niedystynktywnos$¢ tego elementu miala zdaniem strony pozwanej wynika¢ z faktu, ze ,,nit”
oznacza w jezyku angielskim gnide, wszy, larwe, a zatem ze wzgledu na to, Ze oznaczenia sa
uzyte na produktach zwalczajacych wszy, wskazuja na cel stosowania tego produktu. Znaki
Lnitolic” 1, Nitoclin” stluzg do oznaczenia produktow przeciwszawiczych. Takie
przeznaczenie oznaczanych produktow determinuje krag ich odbiorcéw, w pierwszej

kolejnosci sa to osoby dotknigte wszawica u siebie lub swoich dzieci. Wbrew twierdzeniom
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strony pozwanej grupa docelowa tych produktow nie sg lekarze, pielggniarki i farmaceuci.
Znaczenie slowa ,,nit” nie jest mozliwe do zidentyfikowania dla przeci¢tnego odbiorcy
produktow przeciwwszawiczych, poniewaz nalezy do stownictwa specjalistycznego,
wymagajacego znajomosci jezyka angielskiego w stopniu zaawansowanym, ktorej przecietny
nabywca tych towaroOw nie posiada. Powyzsze stanowisko jest zgodne z pogladem Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej, ktory w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 roku wydanym
w sprawie sygn. akt C147/14, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne uznatl: ,,w celu oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd mogacego istnie¢ w przypadku wspdlnotowego
znaku towarowego i oznaczenia, ktore obejmujg towary identyczne lub podobne oraz oba
zawieraja stanowigce element dominujacy jakie$ stowo arabskie w pismach tacinskim i
arabskim, przy czym stowa te sag podobne pod wzgledem wizualnym, w okoliczno$ciach, w
ktorych wlasciwy krag odbiorcow wspolnotowego znaku towarowego i sporneg0 0znaczenia
ma podstawowa znajomos$¢ pisanego jezyka arabskiego, trzeba wzia¢ pod uwage znaczenie i
wymowe tych stow”. W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze stowem specjalistycznym
pochodzacym z jezyka angielskiego, ktorego wlasciwy krag odbiorcow wspolnotowego znaku
towarowego 1 spornego oznaczenia nie ma w ogole. I to, ani w zakresie jezyka
specjalistycznego, ani nawet podstawowej znajomosci jezyka angielskiego. Reasumujac nie
mozna uzna¢ za opisowy, element znaku zapozyczony ze specjalistycznego jezyka
angielskiego, gdy odbiorca znakow sa osoby niepostugujace si¢ jezykiem angielskim nawet
na poziomie podstawowym.

Zdaniem pozwanego element znaku towarowego ,,nit” jest powszechnie uzywany do
oznaczenia towaréw w klasie 3 (kosmetyki), 5 (leki, suplementy diety, wyroby medyczne) lub
10 (wyroby medyczne) i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towardéw charakteru
odrdzniajacego. Pozwany powolat si¢ na przyktadowe znaki towarowe zarejestrowane w
Urzedzie Patentowym RP i EUIPO zawierajace ten element. Jednak umkneto uwadze
pozwanego, ze cz¢$¢ z tych znakow towarowych (,,nit”, ,Nitta Haas”, , Nitoft”, i ,,Nitiec”),
zostala zarejestrowana poza klasg 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Znaki towarowe: ,,Nito”,
,Nitoman”, ,Lipo Nit”, ,Nitlin”, ,Nitronal”, ,Nitranal” czy ,Nitrozol” nie zostaly
zarejestrowane dla produktow przeciwwszawiczych. Co do pozostatych przywolanych przez
pozwanego znakow towarowych, zarejestrowanych na rzecz osob trzecich, inkorporujacych
stowo ,,nit”, w odniesieniu do podobnych towaréw, nalezy zauwazy¢, ze istnienie rejestracji
kilku znakéw towarowych zawierajacych ten sam element w stosunku do podobnych towarow
lub ustug nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygajacym o charakterze odrdzniajacym,

gdyz nie musi odzwierciedla¢ faktycznego uzywania tych znakow, a tym samym postrzegania
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przez odbiorcow danego elementu jako charakterystycznego dla konkretnych dobr i ustug.
Pozwany nie przedstawil zadnych dowoddéw na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu
odbiorcéw z tymi znakami towarowymi, a wiec dowoddéw na fakt, ze stowo ,,nit” postrzegane

jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu do produktéw przeciwwszawiczych.

Za pozbawiony stusznosci Sad uznal zarzut pozwanego, ze niedystynktywny jest
element znaku towarowego powoda — ,,lic” jako pochodzacy od stowa ,,lice” - oznaczajacego
,Wszy” w jezyku angielskim. Nie sposob uzna¢, ze stowo ,,lice”, podobnie jak ,,nit” bedace
terminem specjalistycznym pochodzacym z j¢zyka angielskiego, znane jest przecietnym
nabywcom towardw stuzacych do zwalczania wszy. Przede wszystkim jednak, powod nie
postuguje si¢ w swoim znaku towarowym stowem ,lice”. Uzywa ,lic”, ktore po pierwsze
samo w sobie nie posiada zadnego znaczenia w jezyku angielskim, a to wyklucza
podobienstwo wizualne i koncepcyjne spornych znakow, a po drugie nie sposob go skojarzyc,

ze stowem ,,lice”.

Podobienstwa spornych znakéw nie eliminuje réwniez element ,.clin” w znaku
pozwanego ,Nitoclin”. Zdaniem pozwanego jest on spolszczonym stowem ,clean”,
oznaczajagcym w jezyku angielskim ,,czy$ci¢”, co przesadza o jego opisowosci. Sad podziela
stanowisko Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia
18 marca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2786/13, ze ,,znak towarowy moze w
swej strukturze zawiera¢ elementy opisowe pod warunkiem jednak, ze pozostale elementy
znaku beda posiadaly takie charakterystyczne elementy, iz nadadza oznaczeniu szczegdlne,
niespotykane w konkretnym segmencie rynkowym cechy, ktére postrzegane catosciowo z
elementem opisowym, wyksztalcg wsrod witasciwego kregu odbiorcow danych towarow
jednoznaczne skojarzenie pomiedzy oznaczeniem 1 towarem, jako pochodzacym z
konkretnego zrodta” (Lex 2015786). Ponownie nalezy siggna¢ do znajomosci jezyka
angielskiego wsrod przecigtnego nabywcy, ktory miatby nie znajac jezyka rozpoznac ,.clin”,
jako angielskie ,,clean”, a dlaczego nie polskie ,,klin”, czyli np. wbicie klina w co$. Nawet
jesli hipotetycznie przyja¢, ze oznaczenie ,Nitoclin” zawiera w sobie slowo opisowe
,»CZy$ci¢”, nie przesadza to o braku podobienstwa znakéw towarowych stron. Calo$ciowe
oddziatywanie tych znakoéw, przy uwzglednieniu ich odrézniajacych i1 dominujacych
elementow porownanych przez Sad zaréwno na plaszczyZnie koncepcyjnej, wizualnej i
fonetycznej swiadczy bowiem o ich podobienstwie. Znak towarowy podlega badaniu, jako
catos¢. Nawet gdyby przyjaé, ze stowo ,,clin” ma charakter opisowy, to nie mozna poming¢

faktu jego wystgpowania nieodtacznie z dystynktywnym elementem w postaci stowa ,,nito”.
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Zgodnie z art. 9 Rozporzadzenia jak i art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. naruszenie prawa
nalezy ocenia¢ poprzez poréwnanie z jednej strony znaku zarejestrowanego, a z drugiej strony
znaku uzywanego w obrocie, nie jest stuszny argument pozwanego o koniecznosci
poréwnania znaku towarowego powoda do catej etykiety produktu pozwanego. Nie ma racji
pozwany twierdzac, ze zestawieniu podlega z jednej strony stowno-graficzny znak towarowy
,Hhitolic”, a z drugiej strony informacje znajdujace si¢ na etykiecie tj.: ,,,,Nitoclin” szampon
przeciwwszawiczy 100 ml ,,Nitoclin” likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie wlosow kiedy
w otoczeniu pojawia si¢ wszawica. Posiada mily zapach oraz formule utatwiajaca
rozczesywanie wlosoOw”. Powod zada ochrony jego praw wobec postugiwania si¢ przez
pozwanego w obrocie oznaczeniem ,Nitoclin”, dla tych samych towarow, ktore powod
oznacza swoimi znakami towarowymi ,nitolic”’. Nie ma zatem znaczenia, czy pozwany
postuguje si¢ innymi zwrotami, czy stowami celem oznaczenia swoich towarow i ustug. Na
marginesie, pozwany dokonujac rejestracji na swoja rzecz znaku towarowego, zdecydowat si¢
na uzyskanie prawa ochronnego na samo oznaczenie ,,Nitoclin” i takim oznaczeniem
postuguje si¢ w obrocie. Nie zostat zarejestrowany stowny znak towarowy ,,Nitoclin szampon
przeciwwszawiczy 100 ml Nitoclin likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie wtosow kiedy w
otoczeniu pojawia si¢ wszawica. Posiada mily zapach oraz formul¢ ulatwiajaca
rozczesywanie wlosow”. Powod nie zarejestrowat ,,pipi” jako znaku towarowego per se, ani
jako elementu znaku towarowego nitolic”. Niemniej rzeczywiscie uzywa o0bok
zarejestrowanego znaku towarowego ,,nitolic” stowa ,pipi”. Nie traci znak towarowy
»hitolic” zdolno$ci odrozniajacej (a nawet ja wzmacnia) ze wzgledu na uzywanie przez
powoda obok znaku towarowego ,,nitolic”’, zwrotu ,,Pipi”. Sad w catosci podziela rozwazania
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyroku z 18 kwietnia 2013 roku w sprawie
C-12/12 ,,wymdg rzeczywistego uzywania znaku towarowego (...) moze zosta¢ spetniony w
przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, ktory uzyskat swgj charakter odrozniajacy w
nastgpstwie uzywania innego ztozonego znaku towarowego, ktorego element stanowi jest
uzywany wylgcznie za posrednictwem tego innego zlozonego znaku towarowego lub w
przypadku gdy jest on uzywany wyltacznie w polaczeniu z innym znakiem, a potaczenie tych
znakéw jest ponadto takze zarejestrowane jako znak towarowy”. Powdd ma prawo ochronne
na znak towarowy ,,nitolic” i w oparciu o to prawo domaga si¢ ochrony. Poslugiwanie si¢
znakiem towarowym w polaczeniu z innymi oznaczeniami pozostaje w dalszym ciagu
uzywaniem znaku towarowego ,nitolic”. Zarzutow pozwanego w tym zakresie Sad nie

uznal za stuszne.
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W sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, polegajace w
szczegdlnosci na skojarzeniu znaku ,Nitoclin” ze znakiem wcze$niejszym ,,nitolic”.
Powtorzy¢ nalezy, ze krag odbiorcéw towaréw oznaczonych znakami ,,nitolic” i ,,Nitoclin”
stanowig osoby zmagajace si¢ z problemem wszawicy. Grupg docelowa tych towarow nie sg
natomiast farmaceuci, lekarze, czy pielggniarki, jak to podnosit pozwany. Ci specjali§ci moga
jedynie posredniczy¢ w obrocie towarami. Dodatkowo ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
btad co do pochodzenia towaréw zwigksza renoma i powszechna znajomos¢, jaka ciesza si¢
znaki towarowe powoda ,,nitolic”. Pozwany $wiadomie, w sposob nieuprawniony korzysta z
renomy znakow ,nitolic”, czym jednocze$nie naraza te znaki na jej utrate. Nie ma racji
pozwany kwestionujac brak renomy znakéw towarowych ,nitolic” nie tylko dlatego, ze nie
przedstawia kontrdowodow na potwierdzenie faktu nierozpoznawalno$ci tych znakéw przez
przecigtnych odbiorcow, ale dlatego, ze nie kwestionowatl dowodow przedstawionych przez
powoda na potwierdzenie renomy znakéw ,,nitolic”. Od wprowadzenia do obrotu produktéw
oznaczonych znakami towarowymi ,nitolic” w 2014 roku znaki te sa obecne w $rodkach
masowego przekazu, w szczegolnosci w przekazach reklamowych oraz artykutach
publikowanych w czasopismach takich jak: ,.(...)”, ,,(...)7, ,(.)7, ,(..)”, serwisach
internetowych jak: (..)i.pl, (.).pl, (.)e.pl, (..).pl, a takze w gazetkach reklamowych
rozprowadzanych w aptekach. Znaki ,,nitolic” sg uzywane takze w zamowieniach sktadanych
powodowi przez farmaceutéw i dystrybutorow medycznych. Towary oznaczone znakami
towarowymi ,,nitolic” sg stale obecne od 2014 roku w sprzedazy bezposredniej oraz
internetowej. Renoma znakow towarowych ,,nitolic” jest dowiedziona przez powoda.

Wszystkie te rozwazania majac na uwadze Sad uznal, ze pozwany narusza prawa
powoda do znakow towarowych i w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2¢ Rozporzadzenia i art. 296 ust.
1 w zwiazku z ust 2 pkt 2 1 3 p.w.p co do zasady uwzglednil powodztwo. Sad oddalit
powddztwo jedynie w niewielkim zakresie. Powdd domagal si¢ zakazania pozwanemu
postugiwania si¢ ,,elementami dodatkowymi” do oznaczenia ,,Nitoclin”. Zdaniem Sadu, jest
to zadanie nieprecyzyjne, a w razie uwzglednienia w wyroku nienadajace si¢ do egzekucji.

Pozwany narusza prawo ochronne powoda do znakéw towarowych: stownego ,nitolic” 1

stowno-graficznego wprowadzajac do obrotu towary oznaczone znakiem
,Nitoclin”. Powdéd nie dowodzit z wykorzystaniem jakich konkretnie ,.elementow
dodatkowych” to naruszenie nastgpito, tym samym powddztwo w tym zakresie podlegato

oddaleniu.
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Sad orzekt na podstawie art. 286 p.w.p. 0 nakazaniu pozwanemu zniszczenia na jego
koszt, bedacych jego wlasno$cia, bezprawnie wytworzonych towardow, opakowan oraz etykiet,
opatrzonych oznaczeniem ,,Nitoclin”. Roszczenie 0 nakazanie zniszczenia towarow, bedacych
wlasno$cig pozwanego, oznaczonych naruszajacym prawa powoda znakiem towarowym, ma
na celu przywrocenie powodowi wytgcznosci eksploatacji dobra prawnego. Jego istotg jest
wymuszenie wypetnienia obowigzku spoczywajacego na wszystkich z mocy prawa, ma
zapewni¢ wycofanie si¢ naruszyciela ze sfery cudzego wiladztwa, ale tylko w zakresie, w
ktorym istnieje realna mozliwos$¢ realizacji tegoz roszczenia. Pozwany bez watpienia
wykorzystal renom¢ znakéw towarowych powoda, nawet nie proponowal jakiegokolwiek
porozumienia i zminimalizowania skutkéw utraty renomy znakéw towarowych powoda.
Konsekwentnie stat na stanowisku dziatania zgodnego z prawem. To wymuszenie zniszczenia
jest, zdaniem Sadu, cho¢ dolegliwe, to usprawiedliwione stosunkiem pozwanego do
naruszenia praw powoda. Sad zgadza si¢ ze stanowiskiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie
zawartym w wyroku z dnia 20 wrze$nia 2018 roku w sprawie sygn. akt. VII AGa 702/18,
LEX nr 2574661: ,,orzeczenie nakazu zniszczenia towardw dotyczy kazdego przypadku w
ktérym naruszajg one prawa wiasnosci przemystowej. Inaczej méwiac nalezy uznaé, ze kazdy
towar naruszajacy prawa wilasnosci przemystowej jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu
art. 286 Prawa wlasnosci przemystowej. Tylko bowiem taka interpretacja tego przepisu
pozwala na przyjecie, ze doszto do implementacji dyrektywy nr 2004/48”.

Sad orzekt na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. w zwiazku z art. 296 ust. la p.w.p. o
podaniu do publicznej wiadomosci catosci orzeczenia. Sad uznal za odpowiednie
opublikowanie nie tresci wskazanej przez powoda, a treSci wyroku uwzgledniajacego
powodztwo. Zasigg publikacji wyroku podyktowany byt zakresem terytorialnym dziatalnosci
pozwanego. Strona pozwana bowiem sama przyznala, ze dostarcza produkty opatrzone
znakiem ,,Nitoclin” do aptek na terenie calej Polski. Roszczenie o publikacje tresci wyroku
stwarza mozliwo$¢ bezposredniego poinformowania klientow powoda o fakcie naruszenia
prawa ochronnego, co wprost przektada si¢ na renome¢ znakow towarowych ,,nilolic”. Tresé
wyroku jest czytelna, nie zawiera elementow ocennych, jak w przypadku o$wiadczen,
dodatkowo dopetnia skutki zakazu i nakazu zawartego w punktach 1 i 2 wyroku. Wyrok
realnie oddziatuje na §wiadomos$¢ klientow i ich wybory. Krag klientow i kooperantéw stron
jest szeroki, gdyz sa to apteki, sieci aptek, hurtownie apteczne. Do wszystkich tych
podmiotow korzystajacych z publikacji zamieszczanych w biuletynach informacyjnych i ze
strony internetowej pozwanego powinna trafi¢ informacja o naruszeniu praw wylacznych

powoda i jego skutkach. W tym zakresie uwzglednione roszczenie spetnia oczekiwane przez
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powoda, a przewidziane prawem funkcje, tj. funkcj¢ wychowawcza, prewencyjng i
kompensacyjna.

Sad oddalit zadanie powoda o upowaznienie go do zast¢pczego wykonania §wiadczen
okreslonych w punktach 2 i 3 wyroku na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie
wykonat w calosci lub w czesci ww. czynnosci w terminie wskazanym w wyroku. Sad
catkowicie podzielit poglad Sadu Apelacyjnego w Warszawie z wyroku wydanego 4 grudnia
2013 roku w sprawie I ACa 661/13, LEX nr 1554795, ktory powotat si¢ takze na uchwate
Sadu Najwyzszego z 28 czerwca 2006 roku, III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11: ,,upowaznienie
wierzyciela do zastepczego wykonania czynnosci zastgpowalnej na koszt dluznika nalezy do
kompetencji sadu rejonowego dziatajacego jako organ egzekucyjny podejmujacy czynnosci
zmierzajace do realizacji tytulu wykonawczego. Czynnosci egzekucyjnych nie wykonuje
natomiast sagd prowadzacy postepowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasadzone
$wiadczenie polega na ztozeniu przez dtuznika o$wiadczenia odpowiedniej tresci w formie
ogloszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju $Swiadczen stosuje si¢ art. 1049 k.p.c.,
zatem ma ono charakter zastgpowalny, a przepis przewiduje okreslong sekwencje zdarzen i z
pewnoscig w istotnym zakresie uwzglednia tez interes dluznika. Zauwazy¢ nalezy, ze zanim
sad egzekucyjny upowazni wierzyciela do zastgpczego wykonania $wiadczenia, wyznaczy
dhuznikowi termin na dobrowolne spetnienie §wiadczenia, ktére musi by¢ wykonane nie tylko
w dacie skierowania przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w
momencie wystgpowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnosci wyrokowi
zobowigzujacemu dluznika do wykonania czynnosci zastgpowalnej. Zauwazy¢ przy tym
nalezy, ze termin udzielony na opublikowanie o$wiadczenia rozpoczyna swoj bieg w dacie
uprawomocnienia si¢ wyroku, a nie jego wydania, brak jest w zwigzku z tym podstaw do
zastosowania art. 480 k.c.. W konsekwencji nalezato uznaé, Zze dopiero uplyw terminu
wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spetnienie §wiadczenia moze spowodowac,
ze stanie si¢ ono wymagalne, co umozliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalnos$ci oraz
wystgpienie do wlasciwego sadu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.” — tak tez powotany tam wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 7 marca
2013 roku w sprawie | ACa 1096/12, LEX nr 1306053.

Uwzglednienie powodztwa w oparciu o art. 9 ust 2b Rozporzadzenia wyczerpato
zadanie powoda co do zasady. Powod opart swoje zadanie na wielu podstawach prawnych
zgloszonych jako ewentualne, a zatem ich rozpoznanie, wobec uwzglednienia roszczenia na

gldwnej podstawie prawnej, stato si¢ bezprzedmiotowe. Z powyzszych wzgledoéw, Sad przy

26



badaniu zasadnosci roszczen nie brat pod uwage art. 3 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. oraz art. 18

u.z.n.k.

O kosztach Sad orzekt na podstawie art. 100 k.p.c. obciazajac nimi pozwanego, gdyz
powod ulegt tylko w nieznacznej czesci swojego zadania. Na koszty poniesione przez powoda
sktada si¢ optata od pozwu w wysokosci 3.000,00 PLN oraz koszty zastepstwa procesowego
profesjonalnego petnomocnika, ktérych minimalna wysoko$¢ jest uregulowana w § 8 pkt 19
Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za
czynnosci radcow prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) 1 wynosi 1.680,00 PLN. Sad
przyjmujac stopien skomplikowania sprawy i naktad pracy profesjonalnego petnomocnika
ocenit, ze nalezy zastosowac trzykrotno$¢ stawki minimalnej (art. 109 § 2 k.p.c.). Ponadto na
koszty sktadala si¢ optata skarbowa od pelnomocnictwa w kwocie 17,00 zi, a takze koszty
postgpowania zabezpieczajacego, poniesione w I instancji tj. optata sadowa od wniosku w
kwocie 400,00 PLN oraz koszty zastgpstwa procesowego w kwocie 1.680,00 PLN.
Dodatkowo Sad zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 494,79 PLN tytutem
poniesionych kosztow dojazdow do sadu. Sad nie przychylit si¢ do wniosku powoda o
zasadzenie kosztow procesu wg spisu kosztow. Przede wszystkim zlozony do akt sprawy spis
kosztéw nie zostal podpisany, a wysokos$¢ przedstawionych w spisie kosztow nie zostala
przez powoda udowodniona. Brak wykazania realnie poniesionych przez powoda kosztow

uniemozliwit ich zasadzenie w wysokos$ci zadanej w spisie.

SSO Ewa Dietkow
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